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Sachverhalt und Antrage 

I. Die Internationale Anmeldung PCT/EP 00/07315 mit der 

internationalen Verof f entlichungsnummer WO 01/12206 
wurde am 28. Juli 2000 mit 26 Anspriichen eingereicht. 

Die unabhangigen Anspruche dieser Anmeldung lauten wie 
f olgt : 

"1. Verwendung einer Substanz, die die Bildung 

und/ oder die Wirkung von Ostrogenen hemmt, oder 
einer diese Substanz enthaltenden Zusammensetzung, 
zur Stabilisierung, zur Vermehrung und/oder zur 
Restaurierung von Kollagen." 

"15. Verwendung einer Substanz, die die Bildung 

und/oder die Wirkung von Ostrogenen hemmt, oder 
einer diese Substanz enthaltenden Zusammensetzung, 
zur Prophylaxe von Herzinfarkt und Hirninf arkt . " 

"16. Verwendung einer Substanz, die die Bildung 

und/oder die Wirkung von Ostrogenen hemmt, oder 
einer diese Substanz enthaltenden Zusammensetzung, 
zur Prophylaxe oder Therapie von Osteoporose . " 

"17. Verwendung einer Substanz, die die Bildung 

und/oder die Wirkung von Ostrogenen hemmt, oder 
einer diese Substanz enthaltenden Zusammensetzung, 
zur Prophylaxe oder Therapie von Atherosklerose . " 

"18. Verwendung einer Substanz, die die Bildung 

und/oder die Wirkung von Ostrogenen hemmt, oder 
einer diese Substanz enthaltenden Zusammensetzung, 
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zur Prophylaxe ocier Therapie von 
Harninkontinenz . " 

Verwendung einer Substanz, die die Bildung 
und/oder die Wirkung von Ostrogenen hemmt, oder 
einer diese Substanz enthaltenden Zusammensetzung, 
als Prophylaxe oder Therapie bei ubermafiiger 
Glukokortikoidbildung im Korper, oder als 
Begleittherapie bei der therapeutischen Anwendung 
von Glukokortikoiden fur die Herabsetzung von 
Glukokortikoid-assozierten Nebenwirkungen. M 

Verwendung einer Substanz, die die Bildung 
und/oder die Wirkung von Ostrogenen hemmt, oder 
einer diese Substanz enthaltenden Zusammensetzung, 
zur Minderung des Haarwachstums bei der Frau." 

Verwendung einer Substanz, die die Bildung 
und/oder die Wirkung von Ostrogenen hemmt, oder 
einer diese Substanz enthaltenden Zusammensetzung, 
zur kosmetischen Behandlung von Falten und/oder 
Streifen der Haut sowie Erschlaffen der 
Oberhaut . " 

Verwendung einer Substanz, die die Bildung 
und/oder die Wirkung von Ostrogenen hemmt, oder 
einer diese Substanz enthaltenden Zusammensetzung, 
zur Abmilderung der Sonneneinwirkung auf die 
Haut." 

Kosirtetikzusammensetzung zur topischen Applikation, 
dadurch gekennzeichnet , dass die Zusammensetzung 
eine oder mehrere Substanz (en) derart umfasst, 
dass die Bildung und/oder die Wirkung von 
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Ostrogenen und gleichzeitig die Bildung und/oder 
der Wirkung von Dihydro'testosteron gehemmt ist." 

Mit Bescheid vom 23. Mai 2001 informierte das EPA in 
seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehorde 
(IRB) den Anmelder, dafi die Anmeldung dem Erfordernis 
der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1, 13.2 
und 13.3 PCT nicht entspreche, da sie zehn (10) 
verschiedene Gruppen von Erfindungen enthalte, zwischen 
denen kein technischer Zusammenhang bestehe, der in 
einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden 
besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck komme. Der 
Anmelder wurde nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT 
aufgefordert, innerhalb 30 Tagen neun (9) weitere 
Recherchengebuhren zu entrichten. 

Zur Begrundung hat die IRB u.a. folgendes vorgetragen: 

Die durch die gegenwartige Anmeldung zu losende Aufgabe 
sei die extragonadale Sexualhormonbildung gunstig zu 
beinflussen, um therapeutische Effekte zu ermoglichen. 

Die durch die Anmeldung vorgeschlagene Losung betreffe 
die Verwendung einer Gruppe von Substanzen, die anti- 
ostrogene Verbindungen und Aromatase-Inhibitoren umfasse, 
die die Fahigkeit zur Beeinf lussung der kollagenhaltigen 
Korperteile besitze. 

Die Verwendung von anti-ostrogenen Verbindungen zur 
Beeinflussung der kollagenhaltigen Korperteile sei in 
der Entgegenhaltung (1) EP-A-0 77 6 661 offenbart, da die 
Entgegenhaltung (1) die Verwendung von anti-Ostrogenen 
Verbindungen zur Behandlung von Kollagen-Erkrankungen 
beschreibt . 
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Ferner sei die Verwendung vom ' Aromatase-Inhibitoren zur 
Beeinf lussung einiger der in den unabhangigen Anspruchen 
aufgezahlten Krankheiten auch bekannt. 

Die Entgegenhaltungen (2) WO-A-96 08231 und (3) 
DE-A-3 338 212 wurden zitiert. Die Entgegenhaltung (2) 
beschreibe die Verwendung von Aromatase-Hemmern zur 
Minderung des Haarwachstums und die Entgegenhaltung (3) 
beschreibe die Verwendung von Aromatase-Hemmern zur 
Behandlung von Infarkt. 

Da die Verwendung von Aromatase-Inhibitoren und Anti- 
Ostrogenen zur Behandlung einiger der in den Anspruchen 
vorkommenden Krankheiten im Stand der Technik offenbart 
sei, konnten die beanspruchten Verwendungen nicht durch 
eine einzige allgemeine erf inderische Idee 
zusammenhangen . 

Es wurden zehn (10) Gruppen yon Erfindungen aufgelistet, 
die sich auf die Verwendung entweder von Aromatase- 
Inhibitoren (Gruppen 1-5) oder von Anti-Ostrogenen 
(Gruppen 6-10) beziehen, wobei die verschiedenen Ziele 
der Behandlungen aufgetrennt sind, namlich zur 
Behandlung von Herz- und Hirninfarkt und Atherosklerose 
(Gruppen 1 und 6), Osteoporose (Gruppen 2 und 7), 
Harninkontinenz (Gruppen 3 und 8), uberma/iiger 
Glukokortikoidbildung (Gruppen 4 und 9) , und zur 
kosmetischen Behandlung des Haares und der Haut 
(Gruppen 5 und 10) . 
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III. Nach einer genehmigten Fristverlangerung von 15 Tagen 
zahlte der Anmelder die neun (9) zusatzlichen 
Recherchengebuhren am 6. Juli 2001 unter Widerspruch 
nach Regel 40.2 c) PCT. 

In der Begriindung des Widerspruchs erlauterte der 
Anmelder im einzelnen, daft bei dem "a posteriori"- 
Ansatz zu prufen sei, welche technische Aufgabe auf 
welche Weise gegenuber dem Stand der Technik gelost 
werde und ob eine gemeinsame Wirkung oder ein 
funktioneller Zusammenhang zur Realisierung des 
erfindungsgemafien Konzeptes im zu entscheidenden Fall 
anerkannt werden konne. 

Die gemeinsame Aufgabe der Erfindung sei, die 
extragonadale Sexualhormonbildung giinstig zu 
beeinflussen, um uber die peripher-lokale Gewebe- bzw. 
Organ-zellspezif ische Prasenz oder Abwesenheit der 
Sexualhormone therapeutische Effekte zu ermoglichen. 

Zur Losung dieser Aufgabe sei die Verwendung einer 
Substanz vorgeschlagen, die die Bildung und/oder die 
Wirkung der Ostrogene hemme. Diese Aufgabe werde auf der 
Basis einer gemeinsamen Grundwirkung auf eine Weise 
gelost, die ein gunstiges Resultat fur das Kollagen 
hervorbringe, und zwar in Form einer Stabilisierung, 
Vermehrung des Gehalts und/oder Restaurierung des 
Kollagens . 

Das gemeinsame erf indungsgemafte Konzept bestehe in einem 
funktionellen Ansatz, der die Verarmung an lokalem 
Ostrogen zur gunstigen Beeinf lussung des Kollagens in 
der Mikroumgebung erziele. Dies sei in den Anspruchen 
durch die verschiedenen therapeutischen Anwendungsf alle 
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mittels der Verwendung bestimmter Substanzen mit 
besonderer Wirkung wiedergegeben . Dieses 
erf indungsgemaiie Konzept werde im Stand der Technik 
weder beschrieben noch nahegelegt . 

Die Entgegenhaltung (1) beschreibe ein Kombinations- 
praparaf von Anti-Ostrogen und Glukokortikoid zur 
Behandlung von Autoimmuner krankungen . Die in diesem 
Dokument. als "kollagen diseases" auf gelisteten 
Erkrankungen seien ausschlieBlich Kollagenosen als Folge 
der Autoimmun-Vorgange . 

Der Anmelder reichte eine Kopie aus "Klinisches 
Worterbuch" fur den Begriff "Kollagenosen" ein. 

Der Anmelder erganzte, daJJ es bei der Entgegenhaltung (1) 
um das Verhindern des degenerativen Angriffs autoimmun- 
reaktiver Zellen gegenuber den Blutgefalien gehe, 
erfindungsgemafi jedoch ein direkter . Zusammenhang 
zwischen der Stabilisierung von kollagenhaltigen Plaques 
(Faserkapseln) festgestellt werde, die ohne ausreichende 
Stabilisierung reiften bzw. aufplatzen und somit einen 
Thrombus mit der gefahrlichen Folge eines Herz- ocier 
Hirninfarkts auslosen konnten. 

Die Entgegenhaltung (2) beziehe sich auf die topische 
Anwendung von Aromatase-Inhibitoren zur Kontrolle des 
Haarwachstums, speziell zur Verhinderung des 
Haarausfalls und der Glatzenbildung. 

Der Anmelder fugte hinzu, daJ5 in der Entgegenhaltung (2) 
kein Hinweis bezuglich des f unktionellen Zusammenhangs 
zwischen einer lokalen Verarmung von Ostrogen und der 
daraus resultierenden giinstigen Beeinf lussung des 
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Kollagens im Sinne einer Stabilisierung, Vermehrung 
und/oder Restaurierung und einer dadurch bezweckten 
Verbesserung des Zustandes der Haut und Haare zu finden 
sei . 

Die Entgegenhaltung (3) offenbare nach Auffassung des 
Anmelders nur in spekulativer Weise, daft eine Senkung 
des Serum-Sstrogenspiegels durch Verabreichung von 
Aromatasehemmern z.B. das Inf arktrisiko herabsetzen 
k6nnte. Jedoch beschreibe dieses Dokument nichts tiber 
extragonadale Sexualhormonbildung und lokale 
Ostrogenspiegel und Wirkung am kollagenhaltigen Gewebe. 

IV. In ihrer Mitteilung tiber die Oberpriifung der 

Aufforderung zur Zahlung der weiteren Recherchengebiihren 
vom 9. Oktober 2001 unterrichtete die IRB den Anmelder, 
da/S die Aufforderung berechtigt gewesen sei, und 
forderte ihn auf, fur die weitere Oberpriifung des 
Widerspruchs innerhalb eines Monats die 
Widerspruchsgebiihr zu entrichten. 

Zur Begrtindung fiihrte sie aus, daB Anti-Ostrogene tiber 
die Beeinflussung der extragonadalen Sexualhormonbildung 
ihre Wirkung ausiiben kdnnten, diese jedoch in Form einer 
definierten, tatsachlichen Behandlung eines 
pathologischen Leidens zur praktischen Anwendung kommen 
mtifiten, um als technischer Beitrag zum Stand der Technik 
und damit als patentfahige Erfindung zu gelten. Nach 
Auffassung des Ausschusses gehdrten die Kollagen- 
Erkrankungen, deren Behandlung mit Anti-Ostrogenen in 
der Entgegenhaltung (1) offenbart seien, zu den im 
Allgemeinbegriff des ersten Anspruchs der Anmeldung 
miteingeschlossenen Therapieansatzen. 
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Der AusschuiJ zitierte die PCT-Verwaltungsrichtlinien, 
Annex B, Teil 1, Einheitlichkeit der Erfindung. 

Der Wirkmechanismus sei irrelevant, solange die gleichen 
Krankheiten zu behandeln seien. 

Die Widerspruchsgebuhr wurde am 9. November 2001 
entrichtet. In seinem begleitenden Schreiben begrundete 
der Anmelder erneut, dafi die Entgegenhaltung (.1)-. sich 
mit der Behandlung von Autoimmunerkrankungen befasse und 
ausschliefilich die immunosuppressive Wirkung von Anti- 
Ostrogenen und Glukokortikoid beschreibe. Durch die 
Unterdruckung von Autoimmunreaktionen solle auch die 
unerwunschte iiberschiefSende (pseudoreparative) 
Kollagenbildung verhindert werden. 

Die gemaB Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung erzielte 
Wirkung beruhe auf der Erkenntnis, dai3 die Hemmung der 
extragonadalen Ostrogenbildung bzw. -wirkung den lokalen 
Einfluss von Ostrogenen auf Kollagen unterdrucke. Es 
handele sich hierbei urn eine andere Wirkung. 

Der Anmelder reichte eine diesbezugliche gutachterliche 
Stellungnahme von Prof. Dr. med. I. Schedel ein. 

Die Entgegenhaltung (3) offenbare nicht die Wirkung von 
Ostrogen-hemmenden Substanzen (z.B. ein Aromatase- 
Inhibitor) zur Prophylaxe von Herzinfarkt, die 
erf indungsgemafi auf einer protektiven Wirkung der 
atherosklerotischen Plaques aufgrund der giinstigen 
Beeinflussung von Kollagen beruhten. 
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In der Druckschrift (3) werde die Vermutung 
( "wahrscheinlich", vgl. insb. Seite 6, 3. Absatz) 
angesprochen, daft die dort beschriebenen Aromatasehemmer 
zur Behandlung des drohenden oder erfolgten Herzinfarkts 
geeignet sein konnten. Die Herabsetzung des Infarkt- 
Risikos sollte gemafi Druckschrift (3) auf einem 
verminderten Ostrogenspiegel, d.h. einer geringen 
Ostrogen-Konzentration im Serum beruhen." Es werde aber 
nicht uber eine lokale Hemmung der (extragonadalen) 
Bildung bzw. Wirkung von Ostrogenen, lokal einen 
giinstigen Einfluss auf den Kollagenaushalt auszuuben, 
berichtet . 

Der Anmelder fugte hinzu, dafi die von der IRB 
auf gelisteten Erf indungsgruppen gemafl der Anmeldung 
einem neuen und einheitlichen erf inderischen Konzept 
zugrunde lagen. 

VI- Mit Mitteilung vom 6. November 2002 hat die 

Rechtsabteilung des Europaischen Patentamts das 
Erteilungsverf ahren der in die regionale Phase vor dem 
Europaischen Patentamt eingetretenen internationalen 
Anmeldung gemafi Regel 13 (1) EPU ab dem 6. November 2002 
ausgesetzt. Im Bescheid vom 5. Mai 2003 hat die Kammer 
ihre vorlaufige Auffassung dargelegt, dafl sich die 
Aussetzung des Erteilungsverf ahrens nicht auf das vor 
der Beschwerde kammer anhangige Widerspruchsverf ahren 
nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT erstrecke. Die 
Kammer hat dem Anmelder und der Antragstellerin, zu 
deren Gunsten das Verfahren von der Rechtsabteilung fur 
ausgesetzt erklart wurde, im Aussetzungsverf ahren 
Gelegenheit gegeben, sich zur Frage der Aussetzung des 
Widerspruchsverf ahren zu aufiern. . 
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VII. Der Anmelder hat im Brief vom 18. Juni 2003 mitgeteilt , 
dafi er der Auffassung der Beschwerdekammer, wonach sich 
die Aussetzung nicht auf das Widerspruchsverf ahren 
erstrecke, zustimme. Die Antragstellerin des 
Aussetzungsverfahrens hat sich nicht geauftert. Mit einen 
an die Rechtsabteilung gerichteten Schreiben vom 
17. Juli 2003 , im Europaischen Patentamt eingegangen am 
21. Juli 2003, hat der Anmelder mitgeteilt, daii die 
Klage der Antragstellerin rechtskraf tig abgewiesen 
worden sei. 

Entsche i dungs griinde 

Aussetzung des Widerspruchsverf 'ahrens 

Gemaii Regel 13 (2), Satz 1 EPU hat das EPA im Fall der 
Aussetzung des Verfahrens nach Ergehen einer rechtskraf tigen 
Entscheidung mitzuteilen, daii das Erteilungsyerf ahren von 
einem in der Mitteilung genannten Tag an fortgesetzt wird. Das 
eine solche Mitteilung fur die in die regionale Phase vor dem 
EPA eingetretene internationale Anmeldung, auf die sich das 
vorliegende Widerspruchsverf ahren bezieht, noch nicht ergangen 
ist, hindert den Erlaii dieser Entscheidung nicht, weil sich 
diese Aussetzung ohnehin nicht auf das im Zeitpunkt der 
Aussetzung vor der Beschwerdekammer anhangige Widerspruchs- 
verf ahren nach dem PCT erstreckt hat. Die Aussetzung des 
Erteilungsverfahrens gemaii Regel 13 (1) EP0 hat die Wirkung, 
daii in dem ausgesetzten Verf ahren weder das Europaische 
Patentamt noch die Parteien wirksam Rechtsakte vornehmen 
konnen, J 38/92 vom 16. Marz 1995, 2.5 der Entscheidungsgrunde, 
Leitsatze in AB1 . EPA 1995/8. 
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Zwar hat jede Internationale Anmeldung, in der die Erteilung 
eines europaischen Patents beantragt" wurde, und die die in 
Artikel 11 PCT genannten Mindesterf ordernisse erfullt, rnit 
ihrer Anmeldung gemafl Artikeln 11 (3), 45 PCT die Wirkung 
einer europaischen Patentanmeldung. 

Jedoch sind die Vorschriften des EPt) auf das Tatigwerden des 
EPA als eine internationale Behorde nach dem PCT gemafl 
Artikel 150 (2), Satze 2 und 3 EPt) und nach der standigen 
Rechtsprechung der Beschwerdekammern (im AnschluU an J 20/89, 
AB1. EPA 1991, 375) nur unter Umstanden erganzend anwendbar. 
Dagegen kann nicht mitt els ihrer Anwendung ein fur die 
internationale Phase der Anmeldung im PCT nicht vorgesehenes 
Rechtsinstrument in das Verfahren eingefuhrt werden (J 20/89: 
keine Beschwerde gegen Entscheidungen des EPA als IPEA) . 

Anders als das EPt) befafit sich der PCT mit dem materiellen 
Recht auf das Patent uberhaupt nicht. Das Verfahren wird mit 
dem in der Anmeldung als Anmelder Genannten gefuhrt. GemaB 
Regel 92bis.la) i) PCT werden Anderungen in der Person des 
Anmelders auf Antrag des Anmelders oder des Anmeldeamts 
vermerkt, wenn der Antrag innerhalb bestimmter Fristen 
gestellt wird. Daraus geht hervor, daii die Frage nach der 

materiellen Berechtigung des Anmelders im Verfahren nach dem 
PCT keine Rolle spielen soil. Von daher erscheint eine 

Anwendung der Aussetzungsregeln des EPt) auf ein Verfahren, in 

dem das EPA in seiner Funktion als internationale Behorde nach 

dem PCT tatig wird, nicht gerechtf ertigt . 

Andererseits besteht kein rechtliches Bedurfnis des Dritten, 
zu dessen Gunsten das Erteilungsverfahren ausgesetzt wurde, 
fur die Anwendung der Aussetzungsregeln des EPt) auf ein im 
Aussetzungszeitpunkt vor der Beschwerdekammer anhangiges 
Wider spruchs verfahren nach dem PCT. 
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Der Aussetzung des Erteilungsverf ahrens gemafi Regel 13 EPO 
liegt der gesetzgeberische Zweck zugrunde, den Anmelder 
wahrend eines Rechtsstreits urn das Recht auf das europaische 
Patent daran zu hindern, Handlungen zuungunsten des wahren 
Berechtigten vorzunehmen (Singer-Stauder , Europaisches 
Patentiibereinkommen, 2. Auflage, Koln 2000, Rdnr. 21 zu 
Art. 61) . 

Zur Wahrung dieses geset zgeberischen Zwecks bedarf es einer 
Aussetzung des Widerspruchsverf ahrens nicht. Die Rechte 
desjenigen, der ein Recht auf das europaische Patent geltend 
macht, werden durch die Weiterf uhrung des 
Widerspruchsverfahrens und eine Entscheidung iiber den 
Widerspruch nicht beeintrachtigt . 

Die Entscheidung iiber den Widerspruch trifft eine Entscheidung 
iiber die Berechtigung der Einforderung von entrichteten 
zusatzlichen Gebuhren, hier von Recherchengebuhren . Sie dienen 
dem Rechtsschutz desjenigen, der die Gebuhr entrichtet hat. 
Feststellungen der Beschwerdekammer iiber die 
Nichteinheitlichkeit von Anmeldungsgegenstanden im Rahmen 
einer Widerspruchsentscheidung sind Teil des Tatigwerdens des 
EPA als internationale Behorde nach dem PCT und binden im 
weiteren Verfahren der in die regionale Phase vor dem EPA 
eingetretenen Patentanmeldung weder die Priif ungsabteilung noch 
die Beschwerdekammer in einem etwaigen anschliefienden 
Beschwerdeverf ahren . 

Der Widerspruch 

1. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c) und 40.3 PCT 

und ist somit zulassig. 
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Die Kammer, deren Zustandigkeit aus Artikel 154 (3) EPU 
in Verbindung ihit Regel 40.2 c) PCT herzuleiten ist, hat 
somit zu untersuchen, ob der Einwand fehlender 
Einheitlichkeit 

Wie bereits unter Punkt II des Sachverhaltes dargelegt, 
hat die IRB den "a posteriori 11 Einwand der mangelnden 
Einheitlichkeit auf die im Recherchenbericht angegebenen 
Druckschriften (1), (2) und (3) gestiitzt, da die 
Verwendung zur Behandlung von Kollagen-Erkrankungen, 
beziehungsweise von Herzinfarkt sowie zur Behandlung von 
Haarwachstum-Zustanden mit entweder Anti-Ostrogenen oder 
Aromatasen-Inhibitoren im Stand der Technik bekannt 
gewesen sei . 

Die vorliegende Anmeldung befaflt sich mit weiteren 
Verwendungen von Substanzen, bzw. von diese 
beinhaltenden Zusammensetzungen, wobei die Substanzen in 
Anspruch 1 mittels f unktioneller Merkmale definiert 
werden, und zwar als "Substanz, die die Bildung und/oder 
die Wirkung von Ostrogenen hemmt". Unter diese 
Definition fallen Aromatase-Inhibitoren und Anti- 
Ostrogene (siehe Anspruch 2) . 

Die Wirkung der Substanz oder der Zusammensetzung wird 
im Anspruch 1 weiterhin funktionell definiert als "zur 
Stabilisierung, zur Vermehrung und/oder zur 
Restaurierung von Kollagen". 

Die Entgegenhaltung (1) beschreibt die Verwendung von 
nichtsteroidalen Anti-Cstrogenen zur Behandlung von 
Autoimmunoerkrankungen (Seite 2, Zeile 29, Seite 3, 
Zeilen 39 bis 44) . 
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Beschrieben wird die Hemmung der Bildung ("appearance") 
von autoreaktiven T-Zellen, wobei eine Unterdriickung der 
degenerativen Effekte von Aut oimmunoer krankungen , wie 
Ansschwellen der Milz und Lymphknoten erzielt werden 
soil (Seite 4, Zeilen 6 bis 8) . 

Auf Seite 2, Zeile 7, dieser Druckschrift werden als 
Autoimmunoerkrankungen "Kollagen-Erkrankungen" genannt. 

Die IRB hat zurecht argumentiert, daJ5 die in der 
Druckschrift (1) beschriebene Verwendung von Anti- 
Ostrogenen zur Behandlung von Kollagen-Erkrankungen die 
des im Anspruch 1 angegebenen technischen Merkmalen 
neuheitsschadlich vorwegnimmt . 

Selbst wenn man zugunsten des Anmelders davon ausgeht, 
dafi die in der Druckschrift (1) angegebenen 

Kollagenerkrankungen als Kollagenosen zu betrachten sind, 
d. h. als systemisch-entzundliche degenerative 
Erkrankungen des Bindegewebes verursacht von 
Autoimmunovorgangen, ist die in der Druckschrift (1) 
beschriebene Behandlung dieser Erkrankungen mit 
Anti-Ostrogenen von Anspruch 1 mitumf aiit . 

Der breitgefasste Anspruch 1 definiert den erzielten 
Effekt als "zur Stabilisierung, zur Vermehrung und/oder 
zur Restaurierung von Kollagen". Was den Effekt der 
Stabilisierung betrifft, so schliefit die Verhinderung 
Oder die Milderung eines entzundlichen Prozesses durch 
Suppression der Autoimmunovorgange, die die 
kollagenhaltigen Bindegewebe angreifen, jedenfalls 
automatisch den beanspruchten Effekt auf das Kollagen 
mit ein. Da somit der tatsachliche Effekt. auf die 
Funktionalitat, wie sie im Anspruch 1 definiert ist, 

1971. d 
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keine einschrankende Wirkung haben kann, ist im Rahmen 
einer Analyse des Gegenstandes' gemafl Anspruch 1 
unerheblich, ob die Stabilisierung des Kollagens direkt 
stattfindet - wie der Anmelder fiir den Wirkmechanismus 
seiner Erfindung angibt -, oder iiber die Supression der 
Autoiiranunovorgange . 

Somit zerfallt Anspruch 1 in eine Reihe .von unabhangigen 
Erfindungen, die rein alternative Losungen darstellen. 

Im Lichte der Druckschrift (1) kann dann die objektive 
Aufgabe lediglich als die Bereitstellung von weiteren 
Verwendungen von Anti-Ostrogenen angesehen werden. 

Die unabhangigen alternativen Losungen lassen sich durch 
die von der IRB auf gestellten Gruppen 6 bis 10 
reprasentieren . 

Bezuglich der Verwendung von Aromatase-Inhibitoren ist 
jedoch festzustellen, dafi keine der Druckschrif ten diese 
konkret in Verbindung mit der im Anspruch 1 als Funktion 
definierte Wirkung in Zusammenhang zu bringen vermag. 

Die Entgegenhaltung (1) bezieht sich uberhaupt nicht auf 
Aromatase-Inhibitoren. 

Die Entgegenhaltung (3) beschreibt Verbindungen, die die 
Ostrogenbiosynthese hemmen (auch als Aromatasehemmer 
beschrieben) . Solche Verbindungen sollen zur Behandlung 
aller Krankheiten geeignet sein, die durch 5strogene 
bedingt oder von Ostrogenen abhangig sind (Seite 6, 
1. Absatz) . 



- 16 - 



W 0003/02 



Lediglich als wahrscheinlich wird in der Druckschrift (3) 
angegeben, daJ3 eine Senkung des Ostrogenspiegels durch 
Verabreichung von Aromatasehemmern das Inf arktrisiko 
(Herzinfarkt) herabsetzen konnte (Seite 6, 3. Absatz) . 

Selbst wenn der unabhangige Anspruch 15, der die 
Prophylaxe von Herzinfarkt mittels der Verwendung von 
Aromatase-Inhibitoren umfaiit, bei der Bewertung seiner 
Neuheit gegemiber dem Stand der Technik fallen sollte, 
vermag eine Uberlappung einer der Verwendungen mit den 
im Stand der Technik beschriebenen Verwendungen alleine 
eine mangelnde Einheitlichkeit nicht zu begrunden. Es 
ist folglich zu prufen, ob die Erfindungen die die 
weiteren Verwendungen von Aromatase-Inhibitoren zum 
Gegenstand haben, auf einer einzigen allgemeinen 
erf inderischen Idee beruhen. 

Die Verwendung zur Prophylaxe von Herzinfarkt wird gemafi 
der vorliegenden Amneldung durch die im Anspruch 1 
definierte Funktion erzielt, und zwar die Einwirkung auf 
die Stabilisierung, Vermehrung Oder Restaurierung von 
Kollagen, insbesondere in den GefaSwanden von Adern und 
Venen. Diese Funktion kann fur besagte Aromatase- 
Inhibitoren als allgemeines erf inderisches Konzept 
geltend gemacht werden, da sie durch keine der 
Druckschriften vorweggenommen wird, und hierdurch alle 
beanspruchten Verwendungen mitumfaiit sind. 

Die Entgegenhaltung (2) bezieht sich zwar auf eine 
Methode zur Regelung des Haarwachstums, wobei diese 
durch die Verwendung von Aromatase-Inhibitoren erzielt 
wird. Entgegen der beanspruchten Verwendung (siehe 
Anspruch 20) wird jedoch Kahlkopf igkeit daduxch bekampft 
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(Seite 9, Zeilen 1 bis 3, 8 bis 10, Seite 10, 
Zeilen 2 bis 5) . 

Ferner beschreibt die Druckschrift (2) die Behandlung 
zur Minderung des Haarwachstums bei Frauen durch die 
topische Verwendung von Preostrogenen (Seite 13, 
Zeilen 18, 19, Seite 18, Zeilen 9 bis 18). 

- Preostrogene fallen nicht unten den im Anspruch 1 oder 
im Anspruch 20 verwendeten Begriff "Substanz, die die 
Bildung und/oder Wirkung von Ostrogen hemmt". 

Daher kanh die vom Anmelder definierte technische 
Aufgabe, namlich "die extragonadale Sexualhormonbildung 
gunstig zu beeinf lussen, urn uber die peripher-lokale 
Gewebe- bzw. Organ-zellspezif ische Prasenz oder 
Abwesenheit der Sexualhormone therapeutische Effekte zu 
ermoglichen" als gemeinsame Aufgabe fur die Verwendungen 
der Aromatase-Inhibitoren herangezogen werden, und als 
Folge bilden die von den IRB auf gestellten Gruppen 1 
bis 5 eine gemeinsame Erfindung. 

Bei diesem Sachverhalt vermag die Kammer der IRB nur 
insofern zu folgen, dafi die vorliegede Anmeldung ftinf (5) 
Gruppen von Erfindungen umfaflt, die sich auf die 
weiteren Verwendungen von Anti-Ostrogenen beziehen 
(Gruppen 6 bis 10), jedoch sieht die Kammer nur noch 
eine gemeinsame Erfindung, die durch die ursprunglich 
aufgezeigten Gruppen 1 bis 5 gebildet wird. 

Aufgrund des nachgewiesenen Standes der Technik ist 
daher von 6 (und nicht von 10 wie von der IRB gesehenen) 
Gruppen von Erfindungen auszugehen. 
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5. Die Kammer weist vorsorglich darauf hin, dafj die 

voranstehende Bewertung der Einheitlichkeit nicht 
ausschliefit , daJ3 in einem spateren Verfahren nach 
Kapitel II PCT der Einwand mangelnder Klarheit und 
Stiitze in der Beschreibung gegeniiber den mit 
f unktionellen Merkmalen definierten Gegenstanden erneut 
erhoben werden kann. 

En t s cheidungsformei 

Aus diesen Grunden wird entschieden: 

1. Vier zusatzlichen Recherchengebuhren sind zuruckzuzahlen. 

2. Im librigen wird der Widerspruch zuruckgewiesen . 



Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende: 
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